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1 . Dieser Bescheid ist der erste schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde. 

2. Dieser Bescheid enth&lt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Priority 

Keine Erstellung eines Gutachtens Gber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbltche Anwendbarkert 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkert; Untertagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Der Anmelder wird aufgefordert, zu diesem Bescheid Stellung zu nehmen. 

Wann? 



I 


El 


II 


□ 


III 




IV 


El 


V 


m 


VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Wie? 



Dazu: 



Siehe oben genannte Frist Der Anmelder kann vor Ablaut dieser Frist bei der Behdrde eine 
VerlSngerung beantragen, siehe Regel 66.2 d). 

Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Anderungen 
nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Anderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9. 

Hinsichtlich einer zusfitzlichen M6glichkeit zur Einreichung von Anderungen siehe "^^^.^^ 
Hinsichtlich der Verpflichtung des Prflfers, Anderungen undybder Gegenvorstellungen zu berucksichtigen, 
siehe Regel 66.4 bis. „ 
Hinsichtlich einer formlosen Eraterung mltdem Prufer, sjehe Regel 66.6. 



4. 



Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wlrd der Internationale vorlaufige Prufungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides 
erstellt. 

Der Tag, an dem der internationale vorlaufige Prufungsbericht 
gemalB Regel 69.2 sp&testens erstellt sein muB, ist der: 13.04.2005 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 
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mi D-80298 Munchen 
Bffi Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollm&chtigter Bediensteter 
Greiner, E 
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Hoogland, J 
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I. Grundlage des Bescheids 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprunglich 
eingereicht'^: 

Beschreibung, Seiten 

1-18 \/ in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-101 \f in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Zeichnungpn, Blatter 

1/2.-&2 ^ in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zurVerfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bescheid ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 



SCHRIFTLICHER BESCHEID 



Internationales Aktenzeichen PCTyDE 03/04038 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

III. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

1 Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als 
neu, auf erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte Internationale Anmeldung, 
El Anspruche Nr. 2-8,87-90 

Begrundung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlaufige Priifung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

M Die Beschreibung, die AnsprOche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
oder die obengenannten Anspruche Nr. 2-8,87-90 sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt 
werden konnte (genaue Angaben): 

siehe Beiblatt 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukieotid- und/oder 

Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard 
entspricht: 

□ Die schriftiiche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

1 . Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren (Formblatt 
PCT7IPEA/405) hat der Anmelder. 

□ die Anspruche eingeschrankt. 
IS zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung aus folgenden Grunden 

nicht erfullt ist, und hat gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der 
Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren aufzufordern: 

3. Daher wurde zur Erstellung dieses Bescheids eine internationale vorlaufige Priifung fur folgende Teile der 
internationalen Anmeldung durchgefuhrt: 

□ alle Teile. 
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S die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. 1-23,87-90,100,101 beziehen. 



V. Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Anspruche 1,9-23,100,101: JA 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Anspruche 1,9-23,100,101: NEIN 

Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Anspruche 1-23,87-90,100,101: J A 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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BEIBLATT 

Zu Punkt 1H 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

Klarheit: 

1 . Erste Erfindung / Anspruche 87 bis 90: 

1.1 Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der 
unabhangige Anspruch 87 und infolgedessen auch die davon abhangigen 
Anspruche 88 bis 90 nicht klarsind. 

1 .2 Die nachstehend genannten Merkmale in den Vorrichtungsanspruchen 87 bis 89 
beziehen sich auf ein Verfahren zur Verwendung der Vorrichtung und nicht auf die 
Definition der Vorrichtung anhand ihrertechnischen Merkmale, 

siehe Anspruch 87: 

"... in einem ersten Betriebszustand ... Oberflachengeschwindigkeit ... in einem 
ersten Verhaltnis ... Oberflachengeschwindigkeiten ... in einem zweiten 
Betriebszustand ... in einem zweiten Verhaltnis und 

siehe Anspruche 88 und 89: 
"... wahrend beider Betriebszustande ... die Oberflachengeschwindigkeit 

Die beabsichtigten Einschrankungen gehen daher im Widerspruch zu den 
Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klaraus den Anspruchen 87 bis 89 
hervor. 

2. Zweite Erfindung / Anspruche 2 bis 8: 

2.1 Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die 
unabhangigen Anspruche 2, 4, 6 und 8 und infolgedessen auch die davon 
abhangigen Anspruche 3, 5 und 7 nicht klar sind. 

2.2 Die Anspruche 2, 4, 6 und 8 wurden zwar als getrennte, unabhangige Anspruche 
abgefaBt, sie scheinen sich aber tatsachlich auf ein und denselben Gegenstand 
zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch 
voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes, fur den Schutz 
begehrt wird. 

Aus diesem Grund sind die Anspruche 2, 4, 6 und 8 nicht knapp gefaBt und 
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erfullen sie nicht die Erfordemisse des Artikels 6 PCT. 

2.3 Die Anmelderin sollte beziiglich dieser zweiten Erfindung darauf achten, dass 
moglicherweise ein Mangel an erfinderischer Tatigkeit der unabhangigen 
Anspriiche 2, 4, 6 und 8 gegenuber einer Kombination des nachstliegenden 
Standes derTechnik laut Dokument D1 (= DE-A-2 $32 105) mit der Lehre des 
Dokuments D3 (= DE-U-299^0021 6) vorliegt. 



Zu Punkt IV 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

siehe PCT-Formblatt 405 vom 26.10.2004 



Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

Erste Erfindung / Ansprtiche 1, 9 bis 23, 100 und 101: 



Erf inderische Tatigkeit: 



1. Anspruchl: 

Dokument D1 (= DE-A-2 ^32 105), das als nachstliegender Stand derTechnik 
angesehen wird, offenbart (vgl. das ganze Dokument) ein Verfahren, von dem 
sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich dadurch unterscheidet, da(3: 
"... ein Schlupf zwischen der ersten und der zweiten Walze ... verandert wird." 

Dokument D3 (= DE-U-299 00 21 6), vgl. Seite 7, Zeile 1 bis Seite 8, letzte Zeile, 
Anspriiche 1 bis 4 und Figur, beschreibt hinsichtlich dieses Merkmals dieselben 
Vorteile wie die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann wiirde daher die 
Aufnahme dieses Merkmals in das in Dokument D1 beschriebene Verfahren als 
eine ubliche konstruktive MaBnahme zur Losung der gestellten Aufgabe ansehen. 



2. 



Abhangige Ansprtiche 9 bis 23, 100 und 101 : 



2.1 Anspruche 9, 15 bis 23 und 101: 

Die abhangigen Anspruche 9, 15 bis 23 und 101 betreffen geringfiigige - 
Anderungen des Verfahrens nach Anspruch 1 , die im Rahmen dessen liegen, was 
ein Fachmann aufgrund der ihm gelaufigen Uberlegungen zu tun pflegt, zumal die 
damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem 
Gegenstand der Anspruche 9, 15 bis 23 und 101 keine erfinderische Tatigkeit 
zugrunde. 

2.2 Anspruche 10 bis 13 und 100: 

Das Dokument D1 offenbart bereits die Merkmale der vorliegenden Anspruche 1 0 
bis 13 und 100. 

2.3 Anspruch 14: 

Das Dokument D2 offenbart bereits das Merkmal des vorliegenden Anspruchs 14. 
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Translation of the pertinent portions of a Written 
Notification, mailed 12/28/2004 

1. This is the first written notification from the 
office charged with the international preliminary 
examination. 

2. This notification contains information regarding 
the following items: 

I Basis of the Report 
III No Preparation of an Expert Opinion Regarding 
Novelty, Inventive Activities and Commercial 
Applicability 
IV Lack of Unity of the Invention 
V Reasoned Determination under Rule 66.2 a)ii) 



Attachment 

I Basis of the Report 

1. Regarding the contents of the international 
application: 

Specification, pages 

1 to 18 in the originally filed version 

Claims, Nos . 

1 to 101 in the originally filed version 

Drawings, sheets 

1/2 to 2/2 in the originally filed version 

III No Preparation of an Expert Opinion Regarding Novelty, 
Inventive Activities and Commercial Applicability 

1. The following portions of the application were not 
and will not be examined as to whether the claimed invention 
is novel, based on inventive activities (non-obvious) and 
commercially applicable: 

x Claims 2 to 8 , 87 to 90 



Reason : 

x Claims 2 to 8, 87 to 90 are so unclear that no 
meaningful expert opinion could be prepared. 

see the attached sheet 

IV Lack of Unity of the Invention 

1. Upon a request for limiting the claims or payment 
of additional fees, Applicant has: 

x paid additional fees. 

3 . Therefore an international preliminary examination 
was performed for the following portions of the international 
preliminary examination: 

x the portions relating to claims 1 to 23, 87 to 90, 
100, 101. 

V Reasoned Determination under Rule 66.2 a)ii) 

1. Determination 

Novelty Claims 1, 9-23,100,101: YES 

Inventive Activities Claims 1, 9-23,100,101: NO 

Commercial Applicability Claims 1-23,87-90,100,101: YES 

2. Documents and Explanations: 
see the attached sheet 
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SHEET ATTACHED TO THE WRITTEN NOTIFICATION 
Re« : Item III 
Clarity: 

1. First invention / claims 87 to 90: 

1.1 The application does not meet the requirements of 
Article 6 PCT, because independent claim 87, and therefore 
also claims 88 to 90 depending from it, are not clear. 

1.2 The following mentioned characteristics in the 
apparatus claims 87 to 8 9 relate to a method for employing 
the device, and not to a definition of the device by means of 
its technical characteristics, 

- see claim 87: 

"... in a first operating state . . . surface speed . . . 
in a first relationship . . . surface speeds ... in a second 
operating state ... in a second relationship ... 11 , and 

- see claims 88 and 89: 

during both operating states ... the surface speed 

Therefore, in contradiction to the requirements of 
Article 6 PCT, the intended restrictions do not follow 
clearly from claims 87 to 89. 

2. Second invention / claims 2 to 8 : 

2.1 The application does not meet the requirements of 
Article 6 PCT, because independent claims 2, 4, 6 and 8, and 
therefore also claims 3, 5 and 7 depending from them, are not 
clear. 

2.2 Although claims 2, 4, 6 and 8 had been written as 
separate independent claims, they actually appear to relate 
to the same subject and obviously differ from each other only 
by differing definitions of the subject for which protection 
is requested. 

For this reason, claims 2, 4, 6 and 8 are not concisely 
written and do not meet the requirements of Article 6 PCT. 



2.3 In regard to this second invention, Applicant 
should be aware that possibly a lack of inventive activities 
of independent claims 2, 4, 6 and 8 exists in respect to a 
combination of the closest prior art in accordance with Dl 
with the teaching of D3 . 

Re. ; Item IV 

See PCT Form 405 of 10/26/2004. 
Re » : Item V 

First invention / claims 1, 9 to 23, 100 and 101: 
Inventive Activities: 

1 . Claim 1 : 

Document Dl, which is considered to be the closest 
prior art, discloses (see the entire document) a method from 
which the subject of claim 1 merely differs in that: "... a 
slippage between the first and the second roller ... is 
changed. " 

In connection with this characteristic, document D3 , 
see page 7, line 1 to page 8, last line, claims 1 to 4 and 
the drawing figure, describes the same advantages as the 
present invention. Therefore one skilled in the art would 
consider the inclusion of this characteristic in the method 
described in Dl to be a customary constructive step for 
attaining the desired object. 

2. Dependent claims 9 to 23, 100 and 101: 

2.1 Claims 9, 15 to 23 and 101: 

Dependent claims 9, 15 to 23 and 101 relate to minor 
changes of the method in accordance with claim 1 which lie 
within the scope of what one skilled in the art is used to do 
on the basis of considerations with which he is conversant, 
particularly since the advantages gained can be easily 
foreseen. Accordingly, the subjects of claim 9, 15 to 23 and 
101 are also not based on inventive activities. 

2.2 Claims 10 to 13 and 100: 

Document Dl already discloses the characteristics of 
these claims 10 to 13 and 100. 



Claim 14 : 



Document D2 already discloses the characteristic 
present claim 14. 



